
Entscheidung vom 9. Dezember 1981 

J 05/81 

EPU Artikel 93, 128; Regel 48; PCT Artikel 21 ;  

EPU Artikel 112(1)a); Regel 67 

"Veröffentlichung der europai en Patentanmeldung": "AbschluB der 

technischen Vorbereitungen" - "Verhinderung der Veröffentlichung" -" 

"GroBe Beschwerdekammer": "Rechtsfrage von grundsätz licher 

Bedeutung' "Rtickzahlung der BeschwerdegebUhr" LV 

Leitsätze 

Regel 48 EPU besagt nicht, daB das EPA rechtlich gehindert 

sei, die Veröffentlichung einer europäischen Patentanmeldung 

zu unterlassen, sobald die technischen Vorbereitungen für 

ihre Veröffentlichung als abgeschlossen gelten. 

Zur Beantwortung einer Rechtsfrage von grundsätzlicher 

Bedeutung braucht die Grof3e Bescherdekammer nicht be-

faBt zu werdeñ, wenn sich die Beschwerdekammer, bei der 

das Verfahren anhängig ist, in der Lage sieht, die Antwort 

zweifelsfrei aus dem Ubereinkommen abzuleiten. 
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Angegriffene Entscheidung: 

Entscheidung der Eingangsstelle 

des Europäischen Patentamts vom 

5. Juni 1981, mit der festgestellt 

worden ist, daB die technischen 

Vorbereitungen für die Veröffent-

lichung der europäischen Patentan-

meldung Nr. 80 107 688.6 abgeschlos-

sen sind und die Anmeldung am 

17. Juni 1981 veröffentlicht wird 
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SACHVERHALT UND ANTPJGE 

Am 6. Dezember 1980 reichte die BeschwerdefUhrerin eine 
europäische Patentanmeldung unter Beanspruchung der 
Priorität einer deutschen Gebrauchsmuster-Anmeldung 
vom 6. Dezeraber 1979 ein. Am 26. März 1981. wurde der 
europâische Recherchenbericht an die BeschwerdefUhrerin 
abgesandt und am 22. April 1981 die Mitteilung, daB die 
technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der 
europäischen Patentanmeldung abgeschlossen seien und die 
Anmeldung am 17. Juni 1981 veröffentlicht werden solle. 
Mit Schrejben vom 21. Mai 1981 steilte die Beschwer&e-
fUhrerin ein vorausgegangenes Schreiben dahingehend kiar, 
daB die Anmeldung bedingungslos zurflckgenoirtmen sei,und 
suchte darum nach, die Veröffentlichung zuunterlassen. 
Zugleich beantragte sie, durch eine Entscheidung: nach 

Regel 69(2) EPU zu verfUgen, daB keine Veröffentlichung 
gemB Artikél 93 EPU erfolge. 

Am 5. Juni 1981 erlieB die Eingangsstelle des EPA eine 

Entscheidung nach Regel 69(2) EPU, in clér siefestst'ellte, 
daB die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung 
der europäischen Patentanmeldung gemäB Artikel 93(1) und 

Regel 48(1) EPU in Verbiriduñg mit der Mitteiling desPräsidenten 
des EPA vom 18. Juli 1978 (AB1 EPA 1978,' 312) als 
abgeschlossen gelten und die Anmeldung am 17. JuNi 1981 
veröffentlicht werde. Als Begründung wurde im Ergebnis 
angefUhrt, daB sich die Eingangsstelle durch Regel 48(2) EPU 
rechtlich gehindert sehe, die Veröffentlichung der Patent-
anmeldung zu unterlassen. 

Mit einer am 24. Juni 1981 eingegangenen Beschwerdeschrift, 
der ein Scheck Uber die BeschwerdegebUhr und elne BeschWerde 
begründung beigefUgt waren, heantragte-die BeschwerdefUhrerin 
festzustellen, daB die beschlossene Veröffentlichung 
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geinàB Artikel 93(1) EPt3 zu tJnrecht erfolgt sei. Ferner 
beantragte sie,diese Frage der Grof3en Beschwerdekammer 
zur Entscheidung vorzulegen und die Rflckzahlung der 
Beschwerdegebühr anzuordnen. In der Beschwerdebegründung 

vertritt die Beschwerdeführerin die Auffassung, daB der 

Patentanmelder während des ganzen in Artike3. 93(1) EPU 
genannten Zeitraurns von 18 Monaten berechtigt 

sei, die Patentanmeldung zurUckzunehmen und dadurch 
auch deren Veröffentlichung zu verhindern.. Dieses Ver- 

fügungsrecht bis zum letzten Tag der 18 Monate ergebe 

sich aus verschiedenen Rechtsgrtinden, insbesondere aus 
dem Verbot einer entschädigungslosen Of fenlegung des 
in der zurflckgenommenen Anrneldung off enbarten technlschen 

Wjssens. Aus Artikel 4 C(4) PVU lasse sich die Verpflichtung 
des EPA ableiten, die Veröffentlichung einer zurflckgenomenen 
Amneldung zu unterbinden. Auch könne der Auslegung Yon 
Regel 48 EPU durch die Eingangsstelle nicht gefolgt werden, 

weil bei dieser Auslegung der Zeitraum, in dem der Anmelder 
die Veröffentlichung seiner Anmeldung noch verhindern könne, 
durch den Präsidenten des EPA beliebig - selbst bis zum 

Anmeldetaq - verkUrzt werden könne. 

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und 
der Regel 64 EPtJ; sie ist daher zulässig. Obwohl die 
Veroffentlichung der Anmeldung inzwischen erfolgt ist, 
besteht weiterhin eine Beschwer i. S.. v. Artikel 107 Satz 1 
EPU (vgl. insbesondere auch den französischen Text). 

In der angefochtenen Entscheidung wird aus Regel 48 EPU 

eine Verpflichtung des EPA zur Veröffentlichung 
einer Anmeldung abgeleitet, die nach dem Stichtag zurück-
genozninen wurde, zu dem die technischen Vorbereitungen für.  
ihre Veröffentlichung als abgeschlbssen galten. Diese Regel 
besagt jedoch nur, daB eine vor dern Stichtag entfallene An-

meldung nicht veröffentlicht wird; sie gibt daher dem Anmelder 

die GewiBheit, daB er durch eine ZurUcknahme der Anineldung 
vor dem Stichtag auch 	die Veröffentlichung verhindert. 

.1... 
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Es kann aber nicht in UmkehrschluB gefolgert werden, daB nach 
den Stichtag zurUckgenommene Anmeldungen veröffentlicht werden 

milBten. Ein UmkehrschluB (argumentum e contrario) ware nur dann 

angebracht, wenn die Regel 48(2) EPU ihrem Sinn nach so zu ver-
stehen ware, daB die Rechtsfolge ("wird nicht veröffentlicht") 
nur dann eintreten darf, wenn die Anmeldung var dem Stichtag ent-
fallen ist (siehe hierzu z. B. Larenz, Methodenlehre der Rechts-

wissenschaft, 1979, 376). Ein soiches Ergebnis läI3t sich weder 

aus Artikel 93i. V. m. Regel 48 (2) EPU noch aus den Vorbild die-
ser Bestirnmung, nämlich Artikel 21(1) und (5) PCT, ab1eiten Im 
PCT sieht Regel 48.6 ausdrUcklich vor, daB Anmeldungen, die als 

zurflckgenonuuen gelten, nicht veröffentlicht werden, sofern ihre 
Veröffentlichung noch verhindert werden kann. 

3.. Gegen eine Verpflichtung des EPA zur Veröffentlichung von 
Patentanmeldungen, die nach dem Stichtag entf alien sind, 

sprechen auch aligemeine Uberlegungen. Veröffentlichte 
europäische Patentanmeldungen werden näinlich gegenüber An-
meldungen, die nach dem Anrnelde- oder Prioritätstag, aber 
vor der Veröffentlichung der Anmeldung eingereicht warden 
sind, Stand der Technik nach Artikel 54(3) EPU, und zwar 
rUckwirkend mit. den Anmelde- oder Prioritatszeitpunkt. 
Dies dUrfte aber nur für den Fail gelten, daB diese "alteren 
Anmeldungen" zuzn Zeitpunkt der Veröffentlichung noch existent 
waren. Hinzu konunt, daB die veröffentlichte europaische Patent-

anmeldung gemäB Artikel 139(1) EPtJ ihre Wirkung als älteres 
Recht auch un nationalen Bereich entfalten kann. Es besteht daher 

wohi ein ailgemeines Interesse,die Zahl hlfalscheru  äiterer.'Rechte 

möglicbst gering zu halten. AuBerdem soliten Schwierigkeiten, die 

sich für das Patentregister(Art 127 EPU) und die Akteneinsicht 
(Art 128 EPU) ergeben können, moglichst vermieden werden. 

4. D& Beschwerdeführerin kann alierdings nicht darin zugestinunt 
werden, daB der Anxnelder einen Anspruch habe, die Veröffentlichung 

seiner Anmelduflg noch am letzten Tag des in Artikel 93 EPU 
genannten Zeitraums von 18 Monaten verhindern zu können. 

Artikel 93 EPU enthàlt, ebenso wie Artikel 21 PCT für inter-
nationale Anineldungen, den Gruridsatz der veröffentlichung 
aller Anmeldungen unverzüglich nach 18 Monaten. Der öffentlichkeit 

wird also durch das Ubereinkommen grundsätziich das Recht zuge-
sprochen, nach dieser Zeitspanne über die Gesamtheit der 

anhängigen Patentanmeldungen unterrichtet zu werden. 



_•,)_ 
Die Vorbereitungen für Druck und Versand der Gesamtheit aller 
zu veröffentlichenden Anmeldungen erlaullen es dabei nicht, 

mit vertretbarem Aufwand noch kurz vor dem Veröffentlichungs-
zeitpunkt entfallende einzelne Anmeldungen von der Veröffent-
lichung auszunehmen. Dies muB der Anmelder im Einzelfall in 
Kauf nehmen, zumal für ihn gewahrleistet ist, daB jedenfalls 
eine bis zu dem obengenannten Stichtag zurUckgenorrunene Anmeldung 

nicht veröffentlicht wird. 

Das EPtJ kennt keine Bestirnmung, aus der sich ableiten lieBe, 
daB der Anmelder bis zuin Ablauf der 18 Monate voll Uber die 
Veroffentlichung der Amneldung bestirnrnen kann. Die von der 
BeschwerdefUhrerin bis zu diesem Zeitpunkt beanspruchte abso- 
lute Vertraulichkeit mit dein AusschluB einer späteren Veröffent-

lichung findet im tibereinkoinmen keine Stütze. Der die Vertrau-

lichkeit der Anineldung regeinde Artikel 128 EPU (Akteneinsicht) 
legt als Endzeitpunkt der vertraulichen Behandlung die Veröffent-
lichung der Anmeldurig und nicht den Ablauf der 18 Monate fest. 

5. Der Anspruch der Beschwerdeführerin lABt sich auch aus den 

von ihr vorgetragenen aligemeinen tiberlegungen nicht herleiten. 
Was den Gesichtspunkt einer entschadigungslosen Of fenlegung 

technischen Wissens anbelangt, so ist es richtig, daB Artikel 67 
EPU an die Veröffentlichung nach Artikel 93 EPU einen einstweiligen 
Schutz knUpft allerdings nur unter bestixnmten Voraussetzurxgen. 

Auch ein gegebener Schutz entfällt aber gemaB Artikel 67(4) EPtJ 
rückwirkend, falls es ncht zur Erteilung des europäischen 
Patents koinint. Alle Patenterteilungsverfahren, die eine Ver-

öffentlichung der Anmeldung vor der Patenterteilung kennen, bergen 
daher die Gefahr in sich, daB es zwar zur Veröffentlichung, nicht 
aber zur Patenterteilung kommt. Der Aninelder, der sich auf 

derartige Patenterteilungsverfahren einläBt, nimmt diese Gefahr 

in Kauf. 

6 . Auch die Argumentation der Beschwerdeführerin aus Artikel 4 C(4) 

PVU ist nicht zutreffend. In der Entscheidung J 15/80 (AB1 EPA 
1981, 213, 216) hat die Juristische Beschwerdekammer festgestellt, 
daB das EPA nicht unmjttelbar durch Artikel 4 PVU gebunden ist. 
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Unabhängig davon richtet sich die genannte Bestinunung nur gegen 

sog."zweitämter". Sie erlegt diesen nämlichdie Verpflichtung auf, 
eine Priorität anzuerkennen, wenn bei einem sog. "Erstarnt" 

eine ältere .Anmelduncr unverOffentlicht zur'ickgenoInmefl und eine 

jUngere Anmeldung gleichen Inhalts eingereicht wurde. Der Unions-
vertrag verpflichtet die "Erstämter" nicht, die Schaffung eines 
soichen Tatbestands 18 Monate lang zuzulassen. 

Schliei3lich kann der Beschwerdefilhrerin auch darin nicht 

gefolgt werden, daB Regel 48(1) EPU mit dem Ubereinkommen i. S. 

V. Artikel 164(2) EPU in "mangeinder Ubereinstimmung" stehe. 

Die theoretische MOglichkeit des MiBbrauchs einer Befugnis 
durch den Präsidenten des EPA begrUndet nicht die UngtUtig-

keit der AusfUhrungsbestiinmuflg, die ihm diese Befugnis gibt. 

Zusarnmenfassend kann daher gesagt werden, daB durch den gemäB 

Regel 48(1) EPU festzulegenden Stiáhtag dem Anmelder eine 
zeitliche Mindestfrist gegeben wird, innerhaib deren er durch 
Zurücknahine der Anmeldung auch die Ver1iindérung ihrer Ver-
Ôffentlichung erreicht. Wird die Anmeldung erst nach dem Stich-
tag zurflckgenornmen, so ist dies dem Anmelder nicht mehr gewähr-
leistet. Dennoch ist dem EPA die Verhinderung der VerOffent-

lichung rechtlich erlaubt und liegt in seinem Ermessen. 
Ermessen bedeutet nicht willkürliche Entscheiduflg, sondern 

Orientierung an soichen Stadien des VeroffentlichungsprozesseS, 

die den Amt den Eingriff noah vertretbar erscheinen lassen. 

Die Eingangsstelle hat die Verhinderung der VerOffentlichung 
ausschlieBlich mit der Begr':indung abgelehnt, daB sie zur Ver-
of fentlichung rechtlich verpflichtet sei. Da eine derartige 
Verpflichtung aber aus Regel 48 EPtJ nicht hergeleitet werden 
kann und die Eingangsstelle sich nicht dazu geauBert hat, ob 
die Verhinderung der VerOffentlichung im vorliegenden Fall noch 
mOglich gewesen ware, ist die angefochtene Entscheidung aufzu-

heben. 

Für die RUckzahlung der Beschwerdecebtihr gemäB Regel 67 EPU 

muB 	em. wesentlIcher Verfahreñsinangel gegeben. sein... Ein soicher 
ist darin zu sehen, daB c:Iie Eingarigsstelle den c-rundsatz der auf- 

.1... 
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schiebenden Wirkung der Beschwerde gemäl3 Artikel 106 (1) Satz 2 
EPU nicht berUcksichtigt hat. Wenn sie sich ausschiie3lich aus 
rechtlichen Grthden und nicht wegen der unerwähnt gebliebeneri 

tatsächlichen Umstände gehindert sah, die Veröffentlichung zu ver- 
hindern, so hätte sie diese bis zur Entscheidung Uber die Beschwer-

de zurückstellen mflssen. Die RUckzahlung entspricht auch der 

Billigkeit. Es kann nicht schlechthin ausgeschlossen werden, 
daB die Verhinderung der Veröffentlichung noch moglich gewesen 
ware. Dann hätte die BeschwerdefUhrerin durch ihre Beschwerde 

letzlich auch die Verhinderung der Veroffentlichung erreicht. 
Im Ubrigen ist es auch verdienstvoll, daB sich die Beschwerde-
fUhrerin trotz der erfolgten Veröffentlichurig ihrer Anmeldung 
noch urn die Klärung der Rechtsfragen bernUht hat. Damit sind 
die Voraussetzungen fUr die RUckzahiung der Beschwerdegebuhr 
gegeben. 

12. Die BeschwerdefUhrerin hat beantragt, die Grof3e Beschwerde-
kaimner mit der Rechtsfrage zu befassen, ob der Anmelder bis 
zum Ende der 18 Monate die voile VerfUgungsgewalt auch hin-

sichtlic.h der Veroffentlichung der Anmeldung hat. Diese Frage 
kann als Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung angesehen 
werden. Daher ist gemaB Artikel 112(1)a) EPU auch von Arnts 
wegen zu prUfen, ob die GroBe Beschwerdekammer zu befassen 

ist;Eine Vorlage erscheint jedoch nicht gerechtfertigt, da sich 
die Beantwortung der Frage aus dem tibéreinkommen in einer fUr 

die Kainmer zweifelsfreien Weise. ableiten läBt. In Ubrigen sind 

der Kaininer auch Rechtsauffassungen, die das Ergebnis in Frage 
stellen könnten, aus nationaler Rechtsprechung oder aus dem 
Schriftturn nicht bekanriij. 

.1... 
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Aus diesen GrUnden 

wird wie folgt entschieden: 

Die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen 

Patentaints vom 5.Juni 1981 wird aufgehoben. 

Der Antrag auf Befassung der GroBen Beschwerdekarnrner 

wird abgelehnt. 

Die Rückzahlung der BeschwerdegebUhr wird angeordnet. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

J 


